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(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 300 91 273.0

hat der 25. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 6. April 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Kliems so-
wie der Richterinnen Sredl und Bayer

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Mar-
kenstelle fur Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamtes
vom 20. Januar 2004 aufgehoben und die Sache zur Prufung der
Verkehrsdurchsetzung an das Deutsche Patent- und Markenamt

zuruckverwiesen.

Grinde

Die Bezeichnung

KINDERNOTHILFE

ist am 23. Oktober 2000 fur die Waren und Dienstleistungen

"Hilfsprogramme fur notleidende und hilfsbediirftige Kinde und Ju-
gendliche, vornehmlich in Asien, Afrika und Lateinamerika, nam-
lich materielle Versorgung durch Erndhrung, Kleidung, medizini-
sche Hilfe fur Kinder und Jugendliche, Unterbringung in Schiiler-
wohnheimen und Spezialeinrichtungen; Berufsausbildung und
christliche Erziehung von Kindern und Jugendlichen, vornehmlich
in Kindertagesstéatten, Heimen, Rehabilitationszentren fur behin-
derte Madchen und Jungen, Behinderteneinrichtungen und Be-
rufsausbildungsstéatten oder Gastfamilien ohne Unterschied von
Geschlecht, Rasse und Religion durch schulische Grundbildung,
Ernahrung, Kleidung und medizinische und Rehabilitationsmal3-
nahmen; qualitative Verbesserung, Erweiterung und Neubau von

Kindertagesstatten, Heimen und &ahnlichen Einrichtungen; Ausbil-



dung von Betreuungskraften fur Hilfsbedurftige Kinder und Ju-
gendliche, AusbildungsmalRnahmen zur Qualifizierung der Arbeit,
Berufsberatung, Berufsausbildung, Berufsvermittlung, Starthilfe fir
die berufliche Existenz von hilfsbedirftigen Kindern und Jugendli-
chen wie Alphabetisierung, Initiativen zur Verbesserung der
Wohn- und Verdienstmoglichkeiten, Betreuung von Frauenwohn-
gruppen, Birger- und kirchliche Basisarbeit; Vermittlung von Pa-
tenschaften fur hilfsbedurftige Kinder und Jugendliche; Koordina-
tion der Arbeit von Kirchen, Missionsgesellschaften, einheimi-
schen christlichen Gemeinden und Gemeinschaften und Sachver-
standigengremien im In- und Ausland auf okumenischer Basis,

Lehr- und Unterrichtsmittel in Form von Druckereierzeugnissen.*

zur Eintragung angemeldet worden.

Die Markenstelle fir Klasse 42 des Deutschen Patent- und Markenamts hat nach
Beanstandung die Anmeldung wegen bestehender absoluter Schutzhindernisse
und dem Hinweis, dass das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis noch kl&-
rungsbedurftig sei, durch Beschluss vom 20. Januar 2004 nach 88 8 Abs 2 Nr 1,
37 Abs 1 MarkenG zuruckgewiesen, da dem angemeldeten Zeichen jegliche Un-

terscheidungskraft fehle.

Die angemeldete Marke werde von den angesprochenen allgemeinen Verkehrs-
kreisen im Zusammenhang mit den angemeldeten Dienstleistungen im Sinne einer
Hilfehandlung gegen Kindernot, also fur Kinder in Not verstanden. Als juristischer
Fachbegriff ist diesen Verkehrskreisen das Wort "Nothilfe" im Sinne einer Not-
wehrhandlung zugunsten eines Dritten nicht vertraut. Alle angemeldeten Dienst-
leistungen wiesen einen engen Bezug bzw sogar eine Spezifizierung auf Kinder
auf. Auch betreffend Druckereierzeugnissen wirden die Verkehrskreise in ihrer
laienhaften Auffassung die angemeldete Marke im oben genannten Sinne verste-

hen. Es komme nicht darauf an, ob klar sei, welche Not, welche Kinder und wel-



che Hilfe gemeint seien, denn die Herkunftsfunktion fehle einem Zeichen nicht erst
dann, wenn diese das Objekt sowie die genaue Ausformung ihres Betatigungsge-
genstandes exakt individualisiere, sondern wenn es den Betatigungsgegenstand

als solchen beschreibe.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin mit dem Antrag,

zur Prifung der Verkehrsdurchsetzung der angemeldeten Marke
die Sache gemaR 8§ 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG an das Deutsche Pa-

tent- und Markenamt zuriickzuverweisen.

Der Beschwerdefiihrer macht geltend, dass sich die Marke fir ihn im Verkehr
durchgesetzt habe. Sie werde firmenmalig seit 1959 und markenmafiig seit 1993
benutzt. Im Ranking der Organisationen nach Image-Gesamtwerten rangiere die
"KINDERNOTHILFE" an zweiter Stelle der Organisationen, die sich fur die Hilfe fir
Kinder einsetzten. Sie verweist auf ihnre Anzeigen und Publikationen. Daruber hin-
aus betreibe sie unter der Marke eine Stiftung, die einen Ertrag von rund 1 Million
Euro (2002) erwirtschaftet habe. Sie bringe unter der Marke aul3erdem verschie-
dene Unterrichtsmaterialien heraus und organisiere Ausstellungen. Dies wurde
von der Leiterin des Referats Presse und Offentlichkeit eidesstattlich versichert.
Fur den Nachweis der Erlangung der Unterscheidungskraft durch Benutzung des
Zeichens seien nicht nur quantitative Kriterien, sondern auch qualitative Kriterien
zu bericksichtigen. Aufgrund samtlicher dargelegten Glaubhaftmachungsmittel
stehe fest, dass sich die Marke im Verkehr durchgesetzt habe und infolge der
umfangreichen und langen Benutzung Unterscheidungskraft erlangt habe. Die
unter der Marke angebotenen Waren und Dienstleistungen wirden eindeutig der

Anmelderin zugeordnet.

AulRerdem sei die angemeldete Marke unterscheidungskréftig und nicht beschrei-
bend. Bei der Marke "KINDERNOTHILFE" handele es sich um einen unterschei-

dungskraftigen, weil in seiner Struktur ungewohnlich zusammengesetzten Aus-



druck, der sich einer intuitiven grammatischen Analyse entziehe. Das Zeichen sei
mehrdeutig und suggestiv. Regelmalig verbinde der Verkehr mit dem Wort "Kin-
der" das Gefuhl der Freude und des Glicks. Gerade die Verbindung der beiden
Worter "Kinder" und "Not" stelle das Antonym dar. Es wirden hier "Kinder" (=
Freude) und "Not" (= Leid) verbunden. Unter den weitreichenden Begriff "Hilfe"
fielen auch die unterschiedlichsten Arten, etwa finanzielle Hilfe, kérperliche Hilfe
oder organisatorische Hilfe. Die ungewohnliche Verbindung dieser drei Worter for-
dere die Fantasie und rege den Verkehr zum Nachdenken an, was der Marke
"KINDERNOTHILFE" die erforderliche Unterscheidungskraft verleihe.

Der Senat hat den Anmelder darauf hingewiesen, dass der Senat die originare ab-
solute Schutzfahigkeit Uberprifen werde, jedoch gegebenenfalls die Sache zur
Prifung der Verkehrsdurchsetzung gemaR 8 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG an das
Deutsche Patent- und Markenamt zurlckverweisen werde, da die Markenstelle
Uber eine Verkehrsdurchsetzung noch nicht entschieden hat.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Mar-
kenstelle sowie auf die Schriftsatze des Anmelders und den weiteren Akteninhalt

Bezug genommen.

Die Beschwerde des Anmelders ist zulassig. Sie hat in der Sache aber nur inso-
weit Erfolg, als der Anmelder im Beschwerdeverfahren (erstmals) eine Verkehrs-
durchsetzung der angemeldeten Marke geltend macht und zum Zwecke der weite-
ren Prufung dieses Vorbringens eine Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und Zuriickverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt be-
gehrt (88 8 Abs 3, 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG).

1) Im Hinblick auf die vom Deutschen Patent- und Markenamt durchzuflhrende

Prifung, ob sich die angemeldete Marke in den beteiligten Verkehrskreisen



durchgesetzt hat, ist der die Eintragung versagende Beschluss aufzuheben,
wenngleich der Senat die Auffassung der Markenstelle teilt, dass die angemeldete
Bezeichnung keine urspriingliche Unterscheidungskraft aufweist.

Das Beschwerdegericht ist trotz der geltend gemachten Verkehrsdurchsetzung
nicht von der Pflicht entbunden, zunéachst die Schutzfahigkeit der angemeldeten
Bezeichnung im Hinblick auf das hier insbesondere in Betracht kommende
Schutzhindernis des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG zu Uberprifen und die Geltendma-
chung einer Verkehrsdurchsetzung im Sinne von § 8 Abs 3, welche dieses Schutz-
hindernis Uberwinden konnte, nur hilfsweise zu bertcksichtigen. An diese rechtli-
che Beurteilung durch das Gericht ist das Deutschen Patent- und Markenamt im
weiteren Verfahren auch gebunden (8 70 Abs 4 MarkenG). Andernfalls konnte ein
Anmelder auf diesem Wege das Verfahren unter Vermeidung einer negativen Be-

schwerdeentscheidung wieder voéllig offen gestalten.

Nach Auffassung des Senats steht es nicht zur Disposition eines Anmelders, die
fur die Anmeldung zustandige Stelle von einer Prifung der absoluten Schutzhin-
dernisse gemafld 8 37 Abs 1 in Verbindung mit 8§ 8 MarkenG zu entbinden und
stattdessen die Eintragung eines Zeichens ausschlie3lich unter Berufung auf eine
Verkehrsdurchsetzung im Sinne von 8 8 Abs 3 MarkenG geltend zu machen. Un-
abhangig davon, dass mit einem Verfahren zur Feststellung der Verkehrsdurch-
setzung auch fur die Markenstelle in der Regel ein wesentlich aufwandigeres und
zeitintensives Verfahren verbunden ist, welches auch bei erkennbar nicht beste-
henden Schutzhindernissen zu beschreiten ware, stellt die Geltendmachung der
Verkehrsdurchsetzung auch gesetzessystematisch nur ein subsidiares Mittel zur
Uberwindung von Eintragungshindernissen in den Fallen bestehender Schutzhin-
dernisse nach 8 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG dar, nicht aber eine eigenstan-
dige, hiervon losgeldste und fur sich genommen allein ausreichende Eintragungs-
voraussetzung als Marke, welche die Prifung dieser Schutzhindernisse ersetzen
konnte. Inrem Wesen nach weist die Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung

deshalb nur hilfsweisen Charakter auf, was auch der Zielsetzung eines auf effekti-



ven und auf schnelle Erledigung angelegten Registerverfahrens entspricht. Dies
gilt nicht nur fur das urspriingliche Anmeldeverfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt, sondern auch fur den Prifungsauftrag des Beschwerdegerichts,
der im Eintragungsverfahren vom Anmelder nur gegenstandlich im Hinblick auf
den Gegenstand der Beschwerde - wie zB einzelne Waren oder Dienstleistungen -

nicht aber hinsichtlich einzelner Rechtsfragen beschrankbar ist.

Ein Anmelder kénnte ansonsten die Reihenfolge der Prifung vorschreiben (hier:
Prufung der Verkehrsdurchsetzung ohne Prifung der Eintragungshindernisse
nach 8 8 Abs 2 Nr 1, 2 und 3 MarkenG), um etwa eine fur kunftige Kollisionsfalle
nutzliche amtliche Feststellung hoher Bekanntheit und Kennzeichnungskraft zu
erhalten. Eine solche Handhabung wiirde, wenn sie nicht durch die vorangehende
Feststellung eines die "normale” Eintragung hindernden Schutzhindernisses sach-
lich gerechtfertigt ist, auf eine gutachterliche Tatigkeit hinauslaufen, die weder
Aufgabe des Deutschen Patent- und Markenamtes ( 8 58 MarkenG) noch des
Bundespatentgerichtes ist und an der deshalb auch kein Rechtsschutzinteresse im

Eintragungsverfahren besteht.

Der vorrangigen Prufung der Schutzhindernisse nach 88 Abs2 Nr1, 2 und 3
MarkenG steht auch nicht entgegen, dass nach § 70 Abs 3 MarkenG das Patent-
gericht die angefochtene Entscheidung "ohne in der Sache zu entscheiden” auf-
heben kann. Denn hiermit ist die Endentscheidung in der Sache, dh die endgultige
Entscheidung Uber die Anmeldung gemeint. Hier geht es jedoch um die Frage, ob
Schutzhindernisse nach 8 8 Abs 2 MarkenG eine Prufung der Verkehrsdurchset-

zung nach 8 8 Abs 3 MarkenG uberhaupt erst erforderlich machen.

2) Der Eintragung der angemeldeten Bezeichnung steht das absolute Schutzhin-
dernis fehlender Unterscheidungskraft im Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG ent-

gegen.



Unterscheidungskraft i.S. von 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke inne-
wohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel flr die von
der Marke erfassten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens gegen-
Uber solchen anderer Unternehmen aufgefasst zu werden (st. Rspr.; BGH, GRUR
2001, 1151, 1152 - marktfrisch; GRUR 2001, 1153, 1154 - anti KALK; GRUR
2003, 1050 Cityservice; MarkenR 2005, 145 - BerlinCard).

Danach sind insbesondere solche Zeichen nicht unterscheidungskraftig, bei denen
es sich fur den Verkehr in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistun-
gen ohne weiteres erkennbar um eine unmittelbar beschreibende Angabe im
Sinne von 8 8 Abs 2 Nr 2 MarkenG handelt, wobei jedoch das Eintragungshinder-
nis des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG nicht auf solche beschreibenden Angaben be-

schrankt ist.

Wie im Beschluss der Markenstelle, auf den Bezug genommen wird, bereits zu-
treffend ausgefihrt wurde, verstehen die angesprochenen Verkehrskreise die an-
gemeldete Bezeichnung in Verbindung mit den in Anspruch genommenen Waren
und Dienstleistungen im Sinne einer Hilfe fir Kinder in Not. Soweit der Anmelder
geltend macht, die Verbindung der Woérter "Kinder" (=Freude) und "Not" (=Leid)
stelle ein unterscheidungskréftiges Antonym dar, trifft dies nicht zu, da es sich bei
"Kinder"/"Not" nicht um ein Gegensatzpaar handelt und die Kombination eine
leicht verstandliche Wortverbindung darstellt, zumal die Begriffe "Kinder" und "Not"
haufig in Verbindung gebracht werden. So gibt es zB auch die Wortverbindung
"Kinderkrankheiten”, bei der ebenfalls der Begriff "Kinder" mit einem negativ be-
setzten Begriff wie "Krankheiten" verbunden ist. Ebenso weist der Begriff "Hilfe"
entgegen der Ansicht des Anmelders keine schutzbegriindende Mehrdeutigkeit
auf. Die Art der Hilfe ist zwar nicht ndher konkretisiert, weil aus der Bezeichnung
nicht erkennbar ist, in welchem Umfang und auf welche Art Hilfe geleistet wird, je-
doch ist der Begriffsinhalt der Sachangabe jeweils ohne weiteres verstandlich.
Auch wenn die Hilfe unterschiedlich ausgestaltet sein kann, bewirkt eine solche

Mehrdeutigkeit noch keine Unterscheidungskraft, da der Begriff auch in seiner All-



gemeinheit lediglich als Sachangabe und nicht als Marke verstanden wird (vgl zur
Frage der Mehrdeutigkeit im Zusammenhang mit der fehlenden Unterscheidungs-
kraft auch BGH GRUR 2001, 1151 — marktfrisch).

Gerade wenn wie im vorliegenden Fall unterschiedliche Waren und Dienstleistun-
gen angeboten werden, ist die Bezeichnung eine treffende Sammelbezeichnung,
da der Begriff "Hilfe" ganz unterschiedliche HilfsmaRnahmen und —mittel umfasst.
Es ist nicht untblich, dass jemand ganz allgemein darauf hinweist, dass er Hilfe

anbietet.

Zudem ist zu beachten, dass nach standiger Rechtsprechung bei einem Waren-
und Dienstleistungsverzeichnis, welches wie vorliegend durch die Verwendung
von Oberbegriffen jeweils eine Vielzahl unterschiedlicher Einzelwaren bzw Einzel-
dienstleistungen umfasst, die Eintragung eines Zeichens bereits dann fir einen
beanspruchten Oberbegriff ausgeschlossen ist, wenn sich auch nur flr eine spe-
zielle, unter den jeweiligen Oberbegriff fallende Ware oder Dienstleistung ein Ein-
tragungshindernis ergibt (vgl BGH WRP 2002, 91, 93-94 — AC).

Die angemeldeten Waren und Dienstleistungen kdnnen alle eine Hilfe fur Kinder in
Not darstellen oder eine solche zum Inhalt und Gegenstand haben (zum letzteren
Gesichtspunkt vgl auch BGH GRUR 2000, 882 - Bucher fur eine bessere Welt;
BGH MarkenR 2003, 148, 149 — Winnetou). Sie kdnnen namlich im Rahmen von
Hilfsprogrammen in ganz unterschiedlicher Form erbracht bzw angeboten werden,

die jedoch alle Kindern in Notlagen zu Gute kommen kdnnen.

3) Die von dem Anmelder im Beschwerdeverfahren eingereichten Unterlagen las-
sen es indessen nicht als ausgeschlossen erscheinen, dass sich die angemeldete
Bezeichnung im Verkehr fur die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu-
gunsten des Anmelders durchgesetzt hat und damit die hier bestehenden Eintra-
gungsversagungsgrinde des 8 8 Abs 2 Nr 1 MarkenG Uberwunden sein kénnen

(8 8 Abs 3 MarkenG). Der Anmelder hat glaubhaft dargelegt, dass er die ange-
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meldete Bezeichnung nicht nur firmenmaRig, sondern auch als Marke benutzt und
dies durch entsprechendes Tatsachenmaterial belegt (vgl Strobele/Hacker, Mar-
kenG, 7. Aufl, 8 8 Rdn 519 f), wenngleich die Verwendung vielfach in Verbindung
mit einem einfachen Bildelement erfolgt. Zum Nachweis der Verkehrsdurchset-
zung hat er einen Ordner mit verschiedenen Unterlagen wie eine Aufstellung der
Spendenaufkommen, eine Rankingibersicht nach Imagegesamtwerten, Angaben
uber den Umfang der Darstellung in der Offentlichkeit in verschiedenen Medien,
Videokassetten, Unterrichtsmaterial, Jahresberichte 2002 und 2003 sowie eine ei-
desstattliche Versicherung vom 20. September 2004 vorgelegt. Diese Unterlagen
kénnen zwar auf eine Verkehrsdurchsetzung der Marke flir einzelne Waren oder
Dienstleistungen hinweisen, jedoch ist sie durch die eingereichten Unterlagen
nicht hinreichend belegt, zumal sich die Unterlagen nicht speziell auf die einzelnen
angemeldeten, zudem noch nicht eindeutig geklarten (zB was unter "Hilfspro-
gramme..., namlich materielle Versorgung durch Ernahrung Kleidung... " usw zu
verstehen ist) Waren und Dienstleistungen beziehen, und auch keine Umfrageer-
gebnisse in Bezug auf einzelne Waren und Dienstleistungen eingereicht wurden.
Andererseits erscheint dieser Nachweis jedenfalls nicht ausgeschlossen (vgl
hierzu Strobele/Hacker, MarkenG, 7. Aufl, § 8 Rdn 521). Uber die Frage der Ver-
kehrsdurchsetzung hat die Markenstelle jedoch noch nicht entschieden, da sie erst
im Beschwerdeverfahren geltend gemacht wurde. Es ist daher sachgerecht, das
Verfahren gemald § 70 Abs 3 Nr 3 MarkenG zur Prifung der Verkehrsdurchset-

zung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurlickzuverweisen.

Auf die Beschwerde des Anmelders war deshalb der angefochtene Beschluss auf-

zuheben und dem Anmelder die Mdglichkeit zu erdffnen, die behauptete Ver
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kehrsdurchsetzung im Verfahren vor der Markenstelle nachzuweisen (8 70 Abs 3
Nr 3 MarkenG).

Kliems Sredl Bayer

Na



